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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 048 156.6-25

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 21.Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-ing. Ganzenmduller und

Dipl.-Ing. Kuest

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Der Beschluss der Prufungsstelle fiir Klasse E 04 B des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Septem-

ber 2007 wird aufgehoben und das Patent erteilt.

Bezeichnung: Mobile Trennwand

Anmeldetag: 6. Oktober 2005

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

- Anspriche 1 bis 8, eingegangen am 22. Juni 2009,

- Beschreibung, Seiten1 und 2, eingegangen am
22. Juni 2009,

- Beschreibung, Seiten3 bis 10, eingegangen am
8. Oktober 2005,

- 3 Blatt Zeichnungen (Fig. 1 bis 3), eingegangen am
8. Oktober 2005.

2. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebthr wird

zuruckgewiesen.

Grinde

Die Erfindung ist am 6. Oktober 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt

angemeldet worden.



Die Prufungsstelle fur Klasse E 04 B hat mit Beschluss vom 11. September 2007
die Anmeldung zurlckgewiesen, da der Gegenstand nach Anspruch 1l vom
27. Juni 2007 sich in naheliegender Weise aus der DE 297 24 726 U1 (E1) ergebe
und somit nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Gegen diesen Zuruickweisungsbeschluss richtet sich die Beschwerde der Anmel-
derin vom 16. Oktober 2007, eingegangen per Fax beim Deutschen Patent- und
Markenamt am selben Tag.

Die Anmelderin hat im Beschwerdeverfahren neue Anspriiche sowie eine daran

angepasste Beschreibung eingereicht und beantragt sinngemas,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben
und
ein Patent auf der Grundlage der im Beschwerdeverfahren einge-

reichten Unterlagen vom 18. Juni 2009 zu erteilen.

Weiterhin beantragt die Anmelderin,

die Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr anzuordnen.

Die Prifungsstelle habe entgegen der Ublichen Praxis die auf einen Prifungsbe-
scheid hin gednderte Anmeldung, die detaillierte inhaltliche Ausfliihrungen hin-
sichtlich der Schutzfahigkeit der Neufassung enthalten habe, zuriickgewiesen
ohne der Anmelderin, eine Gelegenheit zu einer erneuten Stellungnahme einzu-
raumen, obwohl erkennbar gewesen sei, dass die Anmelderin nun mit einer Pa-
tenterteilung rechnete. Dadurch sei der Anspruch der Anmelderin auf rechtliches
Gehor verletzt worden. Nach der Rechtsprechung sei in der Regel eine Anhérung

im Anmeldeverfahren sachdienlich.



Im Prifungs- und Beschwerdeverfahren sind neben der o. g. Druckschrift folgende

Druckschriften in Betracht gezogen worden.

E2: DE 196 34 391 A1,

E3: DE 20 2005 001 118 U1,
E4: DE 22 40 143 A,

ES: EP 0201 104 B1,

E6: AT 364 128,

E7: US 34 00 504,

E8: DE 2404 874 Al,

E9: AT 324 638,

E10: US 3 309 816 und

E11: US 3 107 400.

Der geltende Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

.Mobile Trennwand mit mehreren an Laufschienen verfahrbar auf-
gehéngten Wandelementen (1), dadurch gekennzeichnet, dass die
Wandelemente (1) ohne tragenden Rahmen ausgebildet sind, wo-
bei die Wandelemente (1) aus einem Kern (2) und aus beidseitig
des Kerns (2) angeordneten Auf3enschalen (3, 4) bestehen, die
eine innenseitige, gewichtsbeschwerende, aus Bitumen beste-
hende Schicht (301, 401), eine mittlere, aus Metall, Kunststoff,
Schichtstoff, Holz, Kork, Glas, Gips oder aus GFK-ummantelten
Papierwaben mit PU-Schaumfillung bestehende Schicht (302,
402) und eine aulRere Deckschicht (303, 403) fur die Oberflachen-

beschichtung aufweisen.”

Es ist gemaf Abs. [0005] der DE 10 2005 048 156 Al Aufgabe der Erfindung, eine
mobile Trennwand nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 zu schaffen,



deren Wandelemente fertigungs- und montagetechnisch einfach und universell

verwendbar aufgebaut sind.

Wegen der Unteranspriche sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt

Bezug genommen.

1. Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zuldssig und hat mit

dem geé&nderten Patentbegehren auch Erfolg.

2. Es kann dahingestellt bleiben, ob das Verfahren vor der Prifungsstelle an
einem formellen Mangel leidet, insbesondere, ob der Anmelderin nicht das erfor-
derliche rechtliche Gehor gewahrt worden ist. Da die Anmelderin im Beschwerde-
verfahren nunmehr gewahrbare Anspriiche eingereicht hat, entscheidet der Senat
jedenfalls aus verfahrensékonomischen Griinden in der Sache selbst (§ 79 Abs. 3

Nr. 2 PatG) und lasst die Frage des Verfahrensmangels dahinstehen.

3. Die gemal Beschlussformel der Patenterteilung zugrunde liegenden Unterla-
gen sind urspringlich offenbart und damit zuléassig.
Der geltende Anspruch 1 setzt sich aus Merkmalen nach den urspringlich einge-

reichten Ansprtichen 1, 10, 11, 12 und 13 zusammen.

4. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist patentfahig.

4.1 Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist gegentiber dem angefiihrten
Stand der Technik neu, weil der Offenbarungsgehalt keiner Entgegenhaltung
samtliche Merkmale des geltenden Anspruchs 1 umfasst, wie auch die nachfol-

genden Ausfihrungen zur erfinderischen Tatigkeit zeigen.



4.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1, dessen gewerbliche Anwendbarkeit nicht
in Zweifel steht, beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die AT 324 638 B (E9) beschreibt zwar eine mobile Trennwand mit mehreren an
Laufschienen verfahrbar aufgehangten Wandelementen 1 (vgl. Fig. 1 bis 3), die
ohne tragende Rahmen ausgebildet sind und aus einem Kern 23 und aus beidsei-
tig des Kerns 23 angeordneten, mindestens einschichtigen AufRenschalen 22
bestehen (vgl. Beschreibung Seite 2, ab Zeile 45, Fig. 5 und 6).

Aber Wandelemente, deren Aulenschalen eine innenseitige, gewichtsbeschwe-
rende, aus Bitumen bestehende Schicht, eine mittlere, aus Metall, Kunststoff,
Schichtstoff, Holz, Kork, Glas, Gips oder aus GFK-ummantelten Papierwaben mit
PU-Schaumfillung bestehende Schicht und eine aufRere Deckschicht fir die
Oberflachenbeschichtung aufweisen, sind weder der AT 324 638 B (E9) noch der
US 3 309 816 (E10) noch den tbrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften zu

entnehmen.

Somit vermag der aufgezeigte Stand der Technik weder fir sich allein betrachtet,
noch in einer Zusammenschau eine Anregung zur erfindungsgemalfen Lésung zu
geben, da ihm jeglicher Hinweis auf eine mobile Trennwand nach der Lehre des
geltenden Anspruchs 1, insbesondere auf ihren dreischichtigen Aufbau der
AulRenschalen, fehlt.

Der geltende Anspruch 1 ist daher gewahrbar.
5. Damit sind auch die von diesem getragenen, ebenfalls urspriinglich offenbar-
ten, auf nicht platt selbstverstandliche Ausgestaltungen des Anmeldungsgegen-

standes gerichteten Unteranspriiche 2 bis 8 gewahrbar.

6. Fur die beantragte Ruckzahlung der Beschwerdegebihr besteht keine Veran-

lassung.



Nach § 80 Abs. 3 PatG kann die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr angeordnet
werden, wenn es auf Grund besonderer Umstande nicht der Billigkeit entsprechen
wirde, die Gebuhr einzubehalten. Die Anordnung der Rickzahlung ist immer dann
billig, wenn bei ordnungsmafiiger und angemessener Sachbehandlung der Erlass
eines Zuruckweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen ware und damit
die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebtihr hat-
ten vermieden werden konnen (vgl. dazu Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 73
Rn. 124 ff., 132, 133f, 140 m.w. N.; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., 8§80
Rn. 23; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 80 Rn. 95).

Ein solcher Verstol} ist vorliegend fir den Senat nicht ersichtlich.

Es mag zwar sein, dass andere Prifungsstellen vor einer Zuriickweisung mehrere
Prufungsbescheide absetzen. Entscheidend ist jedoch, ob im vorliegenden kon-
kreten Fall die Prufungsstelle die Grenzen des verfahrensrechtlich Zuléassigen
uberschritten und Rechte der Anmelderin verletzt hat.

In diesem Zusammenhang ist fir den Senat mafgeblich, dass bereits im Pri-
fungsbescheid vom 6. September 2006 die Prufungsstelle explizit und unter de-
zidierter Angabe von jeweils mehren Fundstellen die spater von der Anmelderin
zusammengefassten Merkmale der Anspriiche 1 und 3 als jeweils nicht gewahrbar
angesehen hat. Hieraus hatte die Anmelderin erkennen kénnen, dass wohl auch
die Neufassung nicht zur Patentfahigkeit fuhren wirde. Die Prufungsstelle traf vor-
liegend auch keine besondere Aufklarungs- und Hinweispflicht (8 139 ZPO), well
die Anmelderin offenbar Giber einen eigenen Bereich Patente/Schutzrechte verfugt,
der von einem wohl in diesen Bereichen erfahrenen Mitarbeiter mit Angestellten-
vollmacht betreut wird, der die Erfolgsaussichten seiner Anmeldung realistisch
einschatzen kann und dieser Mitarbeiter auch nicht eindeutig einen erneuten Be-
scheid gefordert hat. Aul3erdem besteht kein Recht darauf, dass die Prifungs-
stelle ihre Entscheidung vorher detailliert ankiindigt und mit der Anmelderin disku-
tiert, sofern diese - wie hier - bei Anwendung der erforderlichen und zumutbaren

Sorgfalt erkennen kann, auf welche rechtlichen Gesichtspunkte es ankommt. Ver-



tretbare rechtliche Gesichtspunkte muss ein Verfahrensbeteiligter grundsatzlich
von sich aus in Betracht ziehen (vgl. Schulte, a. a. O., Einl. Rn. 240 m. w. N.; vgl.
auch Busse, a. a. O., § 45 Rn. 31, 39).

Ob ein Formfehler vorliegt und inwieweit die von der Anmelderin zitierte Recht-
sprechung zur Notwendigkeit einer Anhdrung im Patenterteilungsverfahren, die
wohl auf nicht ohne weiteres verallgemeinerungsfahige Einzelfélle fokussiert ist,
im vorliegenden Fall greift, ist aber letztlich auch in Verbindung mit der Frage der
Ruckerstattung der Beschwerdegebuihr nicht entscheidungserheblich. Der mogli-
cherweise vorliegende Formfehler im Verfahren vor der Prufungsstelle ist namlich
jedenfalls nicht kausal fur die Einlegung der Beschwerde geworden, da die zu-
nachst im Beschwerdeverfahren nach wie vor mit Hauptantrag verfolgten Patent-
anspruche aus den von der Prifungsstelle bereits aufgezeigten Grinden ebenfalls
nicht gewahrbar waren und zur Zuriickweisung der Anmeldung gefihrt hatten. Die
erneute, gegenuber dem vor der Priufungsstelle verfolgten Begehren deutlich ab-
gewandelte, gewadhrbare Fassung geht vielmehr erst auf einen detaillierten Hin-
weis des Berichterstatters des Senats im Beschwerdeverfahren zurick.

Dr. Lischke Guth Ganzenmlller Kuest
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